^ GEBIET DES PATENTWE^IS 

Absender: MITDER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
prOfung BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 
Patente - Lizenzen 
Friedrich-Koenig-Str. 4 
D-97080 Wurzburg- 
ALLEMAGNE 



am 2m 1 S/ 




/ 



PGT 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
(Regel 66 PCT) 



Absendedatum 
(TagA/JonaWahr) 



15.10.2004 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
W1.1968PCT 



ANTWORT FALLIG innerhalb von 1 Monat(en) 

ab obigem Absendedatum 



Internationales Aktenzeichen 
PCT£)E 03/02636 
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B41F27/12 



Anmelder 

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFFT ET AL 



1. Dieser Bescheid ist der zweite schriftiiche Bescheid der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde. 

2. Dieser Bescheid enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundiage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangeinde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zurStutzung dieser Feststellung . 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

3. * Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen. 

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablaut dieser Frist bei der Behorde eine 
Verlangerung beantragen, siehe Regel 66.2 d). 

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Steilungnahme und gegebenenfalls von Anderungen 
nach Rege! 66.3. Zu Form und Sprache der Anderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9. 

Dazii: Hinsichtlich einer zusatzlichen Mogiichkeit zur Einreichung von Anderungen, siehe Regel 66.4. 

Hinsichtlich der Verpflichtung des Prufers; Anderungen undfoder Gegenvorstellungen zu berucksichtigen, 
siehe Regel 66.4 bis. 

Hinsichtlich einer formlosen Eroterung mit dem Prufer, siehe Regel 66.6. 

Wird keine Steilungnahme eingereicht, so wird der international voriaufige Prufungsbericht auf der Grundiage dieses Bescheides 
erstellt. 

4. Der Tag, an dem der internationale voriaufige Prufungsbericht 
gemaG Regel 69.2 spatestens erstellt sein muB, ist der: 21.12.2004 
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Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 



Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Greiner, E 



Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlangerung) 
Wicha, M 

Tel. +49 89 2399-7281 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID 



Internationales Aktenzeichen PCT7DE 03A32636 



I. Grundlage des Bescheids 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dew Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprunglich 
eingereicht"): 

Beschreibung, Seiten 

1-37 veroffentlichte Fassung 

Anspriiche, Nr. 

1 -30 eingegangen am 1 1 .09.2004 mit Schreiben vom 30.08.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/8-878 veroffentlichte Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
- worden. ist (nach Regel 55.2 und/oder. 55.3). • 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeftihrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ b e j der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bescheid ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02636 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Hi. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1 . Folgende Telle der Anmeldung warden und werden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als 
neu, auf erf inderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte Internationale Anmeldung, 
El Anspruche Nr. 6, 21 bis 23 und 26 

Begrundung: 

□ Die gesamte international Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Priifung durchgef uhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

M Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. 6, 21 bis 23 und 26 sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten 
erstellt werden konnte (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder 
Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard 
entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 



V. Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Anspruche 1 bis 5, 7 bis 20, 24, 25 und 27 bis 30: JA 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Anspruche 1 bis 5, 7 bis 20, 24, 25 und 27 bis 30: JA 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Anspruche 1 bis 5, 7 bis 20, 24, 25 und 27 bis 30: JA 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



BEST AVAILABLE COPY 



SCHRIFTLICHER BESCHEID 
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Zu Punkt 111 

Keine Erstellung eines Gutachtens iiber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und 
gewerbiiche Anwendbarkeit 

Klarheit: 

1 . Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die 
Anspriiche 6, 21 bis 23 und 26 nicht klar sind. 

2. Anspruch 6: 

Der in dem Anspruch 6 benutzte Ausdruck: "... alternativ oder ..." ist im 
vorliegenden Zusammenhang der Merkmale des unabhangigen Anspruchs 5 und 
des vorliegenden Anspruchs 6 vage und unklar und Ia3t den Leser iiber die Be- 
deutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur 
Folge, da(3 die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs 6 nicht klar ist (Arti- 
kel 6 PCT). Die Anmelderin sollte diesen Ausdruck ersatzlos streichen. 

3. Anspriiche 21 bis 23 und 26: 

Alle Merkmale in den Vorrichtungsanspruchen 21 bis 23 und 26 beziehen sich auf 
ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der 
Vorrichtung anhand ihrer technischen Merkmale. Die beabsichtigten - 
Einschrankungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 
6 PCT nicht klar aus den Anspruchen 21 bis 23 und 26 hervor. 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

1 . Stand der Technik: 

Der nachstliegenden Stand der Technik wird in Ubereinstimmung mit de/n 
Vorbringen der Anmelderin in den Dokumenten D1 (= US-A-5 537 926), D2 (= DE- 
U-93 11 113), D3 (= US-A-5 063 844) und D4 (= US-A-5 595 1 1 gj'gesehen. 
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2. Unabhangige Anspruche 1, 5 und 9: 

Das Verfahren gemass dem unabhangigen Anspruch 1 und die damit 
korrespondierenden Vorrichtungen gemass den unabhangigen Anspruchen 5 und 
9 erfullen gegenuber dem bekanntgewordenen Stand der Technik die 
Erfordernisse der Neuheit und einer gemeinsamen erfinderischen Tatigkeit (siehe 
auch Regel 13.1 PCT) im Sinne des Artikels 33 PCT. 

3. Abhangige Anspruche 2 bis 4, 7, 8, 10 bis 20, 24, 25 und 27 bis 30: 

Diese abhangigen Anspruche definieren vorteilhafte Ausfuhrungsformen des 
Verfahrens gemass Anspruch 1 und der Vorrichtungen gemass den Anspruchen 5 
und 9. 
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